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Absander: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PROFUNQ BEAUFTRAGTE BEHOROE 
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Konig, Reinw» 

KONIG PALGEN SCHUMACHER 
& KLUIN 

Lohengrinstrassd 1 1 
0-40549 Dusseldorf 
ALLEMAGNE 



PCX 



SCHRIFTLICHER BESCHEID 
(Regel 66 PCT) 





(Tag/Monat/JaM *\ 8. ^ 00 


Aktenzeichen des Anmeldors Oder Anwalts 
43 368 K 


ANTWORT FALUG innerhaibvon 3 Monat(en) 
ab oblgam Absendedatum 


Intamationalds Aktenzeichen 
PCT/EP99/05995 


Internationales AnrnekJedatumn'a9Miifiat</a/rr; 
16/08/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
18/08/1998 


tnternadonale Patentklassifikafion (IPK) Oder Rationale KlassifikatXNi und IPK 
C23C22/53 


Anmekler 

WALTER HILLEBRAND GMBH & CO. KG et al. 



1 . Oieser Bescheki ist der erste schrifttiche Bescheki der met der intemationaten. vorldufigen PrOfung beauftragt Behdrde 

2. Dieser Bescheid enthStt Angaben zu folgenden Punkten: 

f B Grundtage des Beschekies 



Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuhert. erf indeiische TStigkeit und gewerbliche Anwendbarkert 
Mangelnde Einheitlichkeft der Erf indung 

BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2(a)(li) hinsk:htllch der Neuheit. der erfinderlschen Tdtigkeit urKi 
der gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen urui ErklArungan zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 



3. Der Anmetier wird aufgefordert. zu dtesem Bescheki Stetlung zu nehm^n 

Warn? Siehe oben genannte Frist Der AnmeWer kann vor Ablauf dtoser Frist bei der Behdrde eine 
Ve rtfl figening beantragan, siehe Regel 66.2 d). 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




Vllt 





WIe? Durch Qrvelchung einer schriftlichen Stettungnahme und gagebenenfaUs von Anderungen 

nach Regel 66.3. ZIj Form und Sprache der Anderungen. siehe Regain 66.8 und 66.9. 

Oazu: Hinslchtfich einer zusfltzlkhen M6glk:hkeit zur Einreichung von Andeningen. siehe Regal 66.4. 

Hinsichtlich der Verpflichtung des PrOt^s, Anderungen unc^oder QegenvorsteUungen zu berOcksichtigen. 
siehe Regel 66.4 bis. 

Hinsichtlich einer tormlosen Erdterung mit dem PrOfar. siehe Regel 66.6. 

Wird kelne StaOungnahma elngereieht so wird der intematk^nale vorldufige PrOfUngsbericht auf der Gnjndteige <£eses Beschekias erstellt 

Der Tag. an dem der Internationale vort&ifige PrQfUngsbericht 
gemdB Regal 69.2 spdtestens erstellt sein muB. ist der: 1 8/1 2/2000. 



Name und Postanschrifft der mit der intamationalen PrQfUng 

beauftragte Behdrde: 

^ EuropSisches Patentamt 

0-80298 MQnchen 
^ Tel. +49 89 2399 - 0 Tk: 523656 epmu d 

Fax:449 69 2399-4465 



BevoUmdchtigter Bedlenstetar / PrOfer 
Torfs, F 



Formalsachbeart)eiter (einschl. Fristvarldngerung) 
Sinanovic, E 

Tel. -^49 89 2399 2672 




Formblatt PCT/IPEA/408 (Deckblatt) (Januar 1994) 



SCHRIFTUCHER BESCHEID Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/05995 



I. Grundlage des Bescheids 

1 . Dieser Bescheid wurde ersteitt auf der Grundlage {Ersatzbtatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung 
nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Bescheids ais 'ursprungiich eingereichf.): 

Beschreibung, Setten: 

1 -4 ursprungliche Fassung 

PatentansprQche, Nr.: 

1 -5 ursprungliche Fassung 

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschrelbung, Seiten: 

□ AnsprQche, Nr.: 

□ Zeichnungen. Blatt: 

3. Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen ersteitt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Off enbarungsgehalt in der ursprungiich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 

4. Etwalge zusatzliche Bemerkungen: 



V. BegrOndete Feststellung nach Regel 66.2(aKn) hinslchtlich der Neuhett, der erf inderischen Tatigkeit und 
der gewerblichm AnwenAarkeit; Unterlagen und ErMarungen 2ur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Feststellung 

Neuheft(N) AnsprOche 1-3 

Erfinderische TM^eit (IS) s Anspnflche 4,5 

Gewerblk:he Anwendbarkeit (lA) Anspruche 

2. Untertagen und Erkldrungen: 
slahe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/408 (Felder l-Vlll. Blatt 1) (Jaruiar 1994) 



SCHRIFTUCHER BESCHEIO Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/05995 

VII. Bestimmt Mai^M <tor Intematlonaien Anm Idung 

Es wurde festgastellt, daS die intemationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mdngel aufweist: 
siehe Baiblatt 

Vlli. Bestlminte Bemerkungen zur internaftionalen Anmeldung 

Zur Klarheit der PatentansprOche, der Beschretoung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruch 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gastOtzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/408 (Fekter l-VIIK Blatt 2) (Januar 1994) 



SCHRIFTUCHER BESCHEID Internationales AWenz Ichen PCT/EP99/05995 
BEIBLATT ^ 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
rfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erkldrungen zur Stutzung dieser Feststellung 



D1 = EP-A-760401 

D2 = CHEMICAL ABSTRACTS. Band 121. Heft 6, 8 August 1994, Columbus. 
Ohio, US; Zusammenfassung Nurtimer 62348v. 



1 . Die vortlegende Anmeldung erfullt das in Artikel 33(2) PCT genannte Kriterium nicht, w il 
der Gegenstand der Anspruche 1 bis 3 im Hinblick auf den in der Ausfuhrungsordnung 
umschriebenen Stand der Technik (Regel 64.1 - 64.3 PCT) nicht neu ist. 

1.1 Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zur Passivierung von Zn-Ni Schichten durch 
Behandlung mit einer Peroxid, wie Peroxodisulfat. enthaltenden Losung. Die passlvierten 
Oberflachen werden danach beschichtet mit 2.B. Silikatschichten (siehe Anspruch 1; 
Beispiele 7 und 16; Seite 2, Zeilen 39-42; Seite 3, Zeilen 51-58). Der Gegenstand der 
AnsprQche 1 bis 3 ist deshab nicht neu. 

1.2 Dokument D2 offehbart ein Verfahren zur Passivierung von Zn-Ni-Cr Schichten durch 
Behandlung mit Pensulfat (Kurzname fur Peroxodisulfat). Weil Anspruch 1 die Anwesenheit 
von Cr nrcht ausschlieBt. ist der Gegenstand der AnsprQche 1 und 2 ntoht neu gegenuber 
D2. 

1 .3 Es wird darauf hingewiesen dass mindestens Anspruch 1 nicht neu ist gegenuber alio 
X Dokumenten des Recherchenberichtes, weil diese Dokumente die Passivierung von Zn-NI 
schichten mittels eines Oxidationsmittels offenbaren. Insoweit die Zusammenfassungen Zn- 
Ni- Schichten nicht erwahnen. wird verwiesen auf die Originalanmeldungen. 

2. Die vorliegende Anmeldung erfullt das in Artikel 33(3) PCT g nannte Kriterium nicht. weil 
der Gegenstand der Anspruche 4 und 5 nicht auf eIner rfinderischen Tatigkeit beruht 
(Regel 65.1. 65.2 PCT). 
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2.1 Die Schi(^ten der Anspruche 4 und 5 sind ubiich verwendeten Schichten (siehe 
vorliegende Anmeldung, Seite 3, Absatz 3), die nach einer Passivierung aufgebracht 
werden konnen. Es ist dann fur den Fachmann naheliegend, diese Schichten nach einer 
Passivierung nach 01 anzuwenden und auf diese Weise zu einem Verfahren gemaB den 
Anspruchen 4 und 5 zu gelangen. AuSerdem ist in die Anmeldung Icein Effekt der 
Kombination gezeigt. 

Zu Punkt VII 

Bestimmte Mingel der internationalen Anmeldung 

1. Im Widerspruch zu den Erfordemissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlagige Stand der 
Technik noch diese Dokumente angeget)en. 

2. Um die Prufung von ge§nderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 34(2) b) 
PCT zu erieichtern. wird der Anmelder gebeten. die durchgefuhrten Anderungen, un- 
abhangig davon, ob es sich um Anderungen durch Hinzufugen, Ersetzen oder Streichen 
handelt. deutlich aufzuzeigen und anzugeben. auf welche Stelien in der ursprunglich 
eingereichten Anmeldung sich diese Anderungen stutzen (siehe auch Regel 66.8 a) PCT). 

3. Der Anspruch 1 ist zwar in der zweiteiligen Form abgefaBt; das Merkmal " mit einem 
Oxidationsmitter ist aber unrlchtigerweise im kennzeichnendm Teil aufgefuhrt, da es in 
Verbindung mit den im Oberbegriff genannten Merkmalen offenbart wurde (Regel 6.3 b) 
PCT). 

Zu Punkt Vill 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1 . "Peroxidsulfar in dem Anspruch 2 (und auf Seite 3) ist ein Schreibfehler. Bedeutet ist 
"Peroxodisulfat". 

2. Der Gegenstand des abhangigen Anspruchs 3 Id3t sich nicht den unabhangigen 
Anspruch 1 unterordnen (nach Anspruch 3 wird die Konversionsschicht aufgetragen auf die 
Zink/Nickel-Schicht und nicht auf die passivierte Zink/Nickel-Schicht des Anspruchs 1). 
Dieser Widerspruch zwischen den Anspruchen fuhrt zu Zweifein uber den von den 
Anspruchen bewirkten Schutzbereich, wodurch die AnsprOche nicht die in Artikel 6 PCT 
geforderte Klarheit aufweisen. Der Anmelder sollte daher diesen Widerspruch beheben, 
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durch Abanderung des Anspruchs 3. 

3. Der in den Anspruchen 3 und 4 benutzte Ausdruck " Konversionsschicht" ist unklar und 
^6t den Leser uber die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen 
Die in den Unteranspruchen und der Beschreibung genannten Schichten sind keine 
Konversions-schlchten. Dies hat zur Folge. da3 die Definition des Gegenstands der 
Anspruche 3 und 4 nicht klar ist (Artikel 6 PCT). 

4. Der Anspruch 5 wird nicht. wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben. durch die Beschreibung 
gestutzt. da sein Umfang iiber den durch die Beschreibung gerechtfertigten Umfang 
hinausgeht. Die Grunde dafur sind die folgenden: Trockenschmierstoffschicht" wurde in der 
Beschreibung weggelassen. 

5. In dem Anspruch 5 win! nicht angegeben worauf die Schicht aufgetragen wird. Dies hat 
zur Folge. daB die Definition des Gegenstands des Anspnjchs 5 nicht klar ist. 

6. Aus der Beschreibung auf Seite 2. Absatz 6 geht hervor. daB das folgende Merkmal fur 
die Definition der Erfindung wesentlich ist: 

- unter Vermeidung jeglichen Einsatzes von Chrom 

Da der unabhangige Anspmch 1 dieses Merkmal nicht enthalt. entspricht er nicht dem Erfor- 
demis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT. da3 jeder unabhangige 
Anspruch aile technischen Merkmaie enthalten mu0. die fur die Definition der Erfindung 
wesentlich sind. ** 
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